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Wczesniejsze prawa krajowe

Jak wynika z art. 93 Konwencji 0 udzielaniu patentbw europejskich z 1973 r. (dalej
jako: EPC), publikacja europejskiego zgtoszeniu patentowego nastepuje niezwitocznie po
uptywie 18 miesiecy od daty zgtoszenia lub, jezeli zastrzezone zostalo pierwszenstwo, od
daty pierwszenstwa (ewentualnie na wniosek zgtaszajgcego przed uptywem tego okresu). Moze
sie jednak zdarzyc¢, ze w okresie tych 18 miesiecy nastgpi publikacja innego wczesniej dokonane-
go zgtoszenia krajowego (albo juz samego patentu) Innymi stowy, zajmujgc si¢ zagadnieniem
wczesdniejszych praw krajowych, myslimy o sytuacji, w ktorej istnieje zgtoszenie krajowe (albo
patent) w jednym z panstw-stron EPC, przy czym to zgloszenie (albo patent) zostato opubli-
kowane w dacie zgtoszenia/pierwszenstwa europejskiego zgtoszenia patentowego lub p6z-
niej. W tym wydaniu Raportu Prawnego chcemy odnie$¢ sie do pewnych istotnych probleméw
powstajgcych na tle wczesniejszych praw krajowych.

Jak wczesniejsze prawa krajowe wptywajg na ocene stanu techniki dokonywang przez Wy-
dziat Badan Europejskiego Urzedu Patentowego (dalej jako: EPO)? Czy sa one przeciwstawialne
zgtoszeniu europejskiemu? Jak zmienity sie prawo i praktyka w tym zakresie po rozpoczeciu dzia-
falnosci przez Jednolity Sad Patentowy (Unified Patent Court; dalej jako: UPC), co nastgpito w
czerwcu 2023 r.? Wreszcie: jak mogg skorzystac z istniejgcej regulacji prawnej ,spoznialscy” wy-
nalazcy, ktérzy chcieliby ubiegac sie o ochrone w Europie, a tymczasem minat 12-miesigeczny ter-
min, w ktérym mogli skorzystac z prawa pierwszenstwa?
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Regulacja w Europejskiej konwencji patentowej:
krajowe zgtoszenia poza stanem techniki

Zgodnie z art. 54 ust. 3 EPC, za zawartg w stanie techniki uwaza sie tre$¢ dokonanych eu-
ropejskich zgtoszen patentowych, ktérych data zgtoszenia jest wczesniejsza niz data datg dokona-
nia europejskiego zgtoszenia patentowego, i ktére zostaty opublikowane w tej lub po tej dacie. A
contrario, w stanie techniki nie mieszczg sie zgtoszenia krajowe.

Nalezy jednak podkresli¢, ze nie oznacza to bynajmniej, iz wcze$niejsze prawa krajowe na
gruncie EPC sa catkowicie pozbawione znaczenia. Do zgtoszen krajowych odnosi si¢ art. 139
EPC wprowadzajacy regulacje dot. praw powstalych wczesniej. Jak wskazuje ust. 1, w ka-
zdym wyznaczonym umawiajgcym sie panstwie europejskie zgtoszenie patentowe i patent euro-
pejski majg w odniesieniu do krajowego zgtoszenia patentowego i patentu krajowego taki sam sku-
tek zwigzany z prawem pierwszeristwa, jaki majg krajowe zgtoszenie patentowe i patent krajowy.
Analogicznie, krajowe zgloszenie patentowe i patent krajowy w umawiajagcym sie panstwie
majg w odniesieniu do patentu europejskiego, w ktérym dane umawiajace sie panstwo jest
wyznaczone, taki sam skutek zwigzany z prawem pierwszenstwa, jaki maja w odniesieniu
do patentu krajowego (ust. 2).

Oznacza to, ze wczesniej istniejace prawo w panstwie X stwarzato tym samym zagro-
zenie tylko dla walidacji patentu europejskiego w panstwie X. Jezeli mieliSmy wczesniejsze
zgtoszenie w Polsce i nastepnie chcieliSmy w Polsce zwalidowaé patent europejski, to wczesniej-
sze prawo mogto zostac przeciwstawione zwalidowanemu patentowi europejskiemu w postepowa-
niu o0 uniewaznienie.

Srodki, z jakich moze skorzystaé zgtaszajacy,
gdy istnieje wczesniejsze prawo krajowe

Wytyczne EPO (Guidelines for Examination G-IV, 6) wskazuja pewne srodki, z ktérych
moze skorzysta¢ osoba dokonujgca zgtoszenia europejskiego, jezeli istnieje wczesniejsze prawo
krajowe.

Po pierwsze, osoba taka moze wycofaé ze zgtoszenia wskazanie tego sposréd uma-
wiajgcych sie panstw, w ktorym istnieje prawo wczesniejsze. Zgodnie z art. 79 EPC, przyjmuje
sie, ze wszystkie umawiajgce panstwa, ktére sg stronami EPC, uwaza sie wyznaczone w podaniu
0 udzieleniu patentu europejskiego (ust. 1), jednak zgtaszajacy moze wycofa¢ wyznaczenie dane-
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go panstwa w kazdym czasie do momentu udzielenia patentu (ust. 3). Takie wycofanie wyzna-
czenia to rozwigzanie niewolne od pewnego ryzyka. Ot6z, jezeli dokonaliSmy wczesniejszego
zgtoszenia w Polsce i nastepnie je wycofamy, musimy si¢ liczy¢ z tym, ze w miedzyczasie nasta-
pita zmiana stanu techniki.

Po drugie, zgtaszajacy moze ztozy¢ dla panstwa, w ktérym korzysta z prawa wcze-
Snhiejszego zastrzezenie odmienne od tych dla pozostalych wskazanych panstw. W przypad-
ku, w ktorym EPO zostat poinformowany o istnieniu wczesniejszego prawa krajowego, europejskie
zgtoszenie patentowe lub patent europejski moga zawieraé¢ dla takiego panstwa lub takich panstw
zastrzezenia i, w stosownych przypadkach, opis wynalazku i rysunki inne od tych, ktére zawiera
zgtoszenie lub patent dla innych wyznaczonych panstw (Zasada 138 Regulaminu Wykonawczego
EPO).

Po trzecie, zgtaszajgcy moze ograniczy¢ zastrzezenia w taki sposob, ze wczesniejsze
prawo krajowe przestanie by¢ relewantne dla zgtoszenia europejskiego.

Dodatkowo warto wspomnie¢, ze w przypadku postepowania sprzeciwowego, zgtaszajgcy
moze dokona¢ zmiany opisu wynalazku, zastrzezen i rysunkbw — o ile zmiany te zostaty spowo-
dowane przez jedng z podstaw sprzeciwu, t.j. brak zdolnosci patentowej, brak dostatecznego
ujawnienia wynalazku, jak réwniez przedmiot wykraczajgcy poza tre$¢ zgtoszenia (Zasada 80 w
zwigzku z Art. 100 EPC). Zmiany mogg by¢ dokonane nawet, jezeli taka podstawa nie zostata po-
wotana przez wnoszgcego sprzeciw. Podkreslimy, ze samo istnienie wcze$niejszego prawa krajo-
wego nie jest dopuszczalng podstawg sprzeciwu. Warto takze odnotowac¢ mozliwo$¢ wystgpienia z
wnioskiem o ograniczenie lub uniewaznienie juz udzielonego patentu przez zmiane zastrzezen,
ktorg przewiduje art. 105a. Wnoszony jest on przez wtasciciela patentu, przy czym mozliwos¢ taka
jest wytaczona, jezeli toczy sie w odniesieniu do patentu europejskiego postgpowanie sprzeciwo-
we. Zmiany zastrzezen w tych trybach moga doprowadzi¢ do sytuacji, w ktorej wczesniejsze prawa
krajowe przestang by¢ relewantne.

Jak czytamy w wytycznych EPO (Guidelines for Examination H-lll, 4.4), przypadki takich
zmian zastrzezen prowadzg do wytomu w jednolitosci materialnego prawa patentowego w Europie
i nie sg one ani wymagane, ani rekomendowane.

Zakres poszukiwan przed EPO

Warto zaznaczy¢ przy tym, ze skorzystanie z opisanych powyzej mozliwosci byto zalezne
wytgcznie od swiadomosci zgtaszajacego co do istniejgcego ryzyka. EPO z wiasnej inicjatywy
nie badat, czy istnialy wczesniejsze zgtoszenia krajowe.

Do tej pory byto przyjete, ze jezeli w sprawozdaniu z poszukiwania nie zostaty uwzglednio-
ne dodatkowe zgtoszenia europejskie, eksperci EPO przeprowadzali dodatkowe poszukiwanie
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zgtoszen europejskich wchodzgcych w zakres art. 54 ust. 3. Takie poszukiwania obejmowaty do-
kumenty niedostepne w chwili przeprowadzania pierwotnych poszukiwan: miaty one bra¢ pod
uwage wszystkie europejskie zgtoszenia opublikowane w okresie do 18 miesiecy po dokonaniu
zgtoszenia. Poszukiwania uzupetniajgce (top-up search) musiaty uwzglednia¢ rowniez potencjalnie
relewantny stan techniki, na ktéry powotywaty sie inne urzedy patentowe w odniesieniu do zgto-
szen dotyczacych tej samej rodziny patentowe;.

Co zmienito uruchomienie UPC

Praktyka pod tym wzgledem znaczaco zmienita sie po rozpoczeciu dziatalnosci przez UPC
w panstwach UE uczestniczacych w procedurze wzmocnionej wspotpracy w zakresie jednolitego
patentu. O jednolitym patencie pisaliSmy juz m.in. tutaj i tutaj. Przypomnijmy, ze zgodnie z art. 3
ust. 1 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2012 z dnia 17 grudnia
2012 r. wprowadzajgce wzmocniong wspotprace w_dziedzinie tworzenia jednolitego systemu
ochrony patentowej, patent europejski udzielony z tym samym zestawem zastrzezen w od-
niesieniu do wszystkich uczestniczacych panstw czionkowskich ma jednolity skutek w
uczestniczacych panstwach czionkowskich pod warunkiem zarejestrowania takiego jednolitego
skutku w rejestrze jednolitej ochrony patentowe;.

Rozwigzanie polegajace na zmianie zastrzezen patentowych w panstwie, w ktorym
istnialo prawo wczesniejsze, przestaje by¢ wystarczajgce w momencie uruchomienia UPC.
Dlaczego tak sie dzieje?

Po pierwsze, siegniecie po rozwigzanie przewidziane w Zasadzie 138 nie bedzie juz moz-
liwe, biorgc pod uwage, ze jednolity patent jest udzielany w kazdym z umawiajgcych sie panstw z
takim samym zestawem zastrzezen. Nie bedzie zatem mozliwa modyfikacja zastrzezen tylko w
jednym panstwie. Przepis art. 3 ust. 1 zd. 2 rozporzadzenia nr 1257/2012 potwierdza, ze patent
europejski udzielony z réznymi zestawami zastrzezerh w odniesieniu do réznych uczestniczacych
panstw cztonkowskich nie moze mie¢ jednolitego skutku.

Po drugie, przytoczy¢ nalezy art. 65 ust. 2 Porozumienia w sprawie Jednolitego Sadu Pa-
tentowego. UPC moze dokona¢ centralnego uniewaznienia patentu w catosci lub w czesci z po-
wodow wskazanych w art. 139 ust. 2 EPC. Oznacza to, ze istniejgce w danym parstwie prawo
wczesniejsze nie jest juz dtuzej przeciwstawialne tylko w tym wypadku, gdyby$smy chcieli dokona¢
walidacji w tym paristwie. Moze ono skutkowaé uniewaznieniem patentu we wszystkich umawiaja-
cych sie panstwach. Innymi stowy, jezeli uzyskujemy jednolity patent na dany wynalazek, a
wczesniej istnialo prawo krajowe w jednym z panstw uczestniczagcych we wzmocnionej
wspoétpracy w zakresie UPC, to wczesniejsze prawo bedzie wchodzito w zakres stanu tech-
niki.
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Nowa praktyka EPO

W zmienionym stanie prawnym wiedza na temat istniejacych wczesniejszych praw
krajowych staje sie zatem jeszcze bardziej istotna. Wychodzac naprzeciw zgtaszajgcym, od 1
wrzesnia 2022 r. EPO przeprowadza badania wczes$niejszych zgtoszen krajowych we wszystkich
umawiajacych sie paristwach-stronach i ocenia ich istotnos¢ z punktu widzenia konkretnego zgto-
szenia. Jest to ustuga wolna od opfat i nie wymaga wniosku ze strony zgtaszajgcego.

Niewigzgca informacja na temat wczesniejszych zgtoszen krajowych stanowi odtgd czes¢
komunikatu wydanego w trybie uregulowanym w Regulaminie wykonawczego EPC. Zasada 71
ust. 3 zobowigzuje Wydziat Badan przed podjeciem decyzji o udzieleniu patentu europejskiego do
poinformowania zgtaszajacego o tekscie, w jakim zamierza go udzieli¢, i o powigzanych z nim da-
nych bibliograficznych. EPO jednak nie wycigga ze zidentyfikowanych prima facie relewantnych
praw krajowych zadnych konsekwencji — to na zgtaszajgcym spoczywa obowigzek zapoznania
sie z tymi prawami i oceny ich znaczenia z punktu widzenia dokonanego zgtoszenia. Pamie-
ta¢ nalezy bowiem, ze EPC nie naktada na EPO obowiazku $wiadczenia tej ustugi; jest to jedynie
dodatkowy $rodek ostroznosciowy.

Jezeli zgltaszajacy uzna, ze wczesniejsze prawa krajowe nie zagrazajg nowosci wyna-
lazku, moze on procedowaé dalej ze swoim zgtoszeniem. W przeciwnym wypadku zmiana
zastrzezen bedzie konieczna. Zgtaszajgcy ma w tym wypadku wyboér: moze dokona¢ zmiany za-
strzezen tylko w stosunku do paristwa, w ktérym istnieje prawo wczesniejsze i nastepnie dokonac
walidacji w innych panstwach, gdzie poszukuje ochrony (a zatem rezygnuje z jednolitego patentu,
optujgc za bardziej tradycyjng $ciezkg walidacji). Jezeli jednak interesuje go uzyskanie patentu
jednolitego, zmiana zastrzezenn musi obja¢ wszystkie panstwa uczestniczgce w systemie UPC.
Warto wskazaé, ze zgodnie z Zasadg 71 ust. 6, w terminie 4 miesiecy (to termin m.in. na wniesie-
nie opfat za udzielenie patentu i za publikacje), zgtaszajgcy moze ztozyé wniosek o dokonanie
uzasadnionych zmian lub poprawek do zaproponowanego tekstu albo podtrzymaé propozycije sto-
sowania ostatnio przedstawionego przez siebie tekstu. W razie zgody Wydziatu Badan, nastgpi
wydanie nowego powiadomienia, o ktorym méwi Zasada 71 ust. 3; w przeciwnym razie dojdzie do
wznowienia postepowania badawczego. Podstawe dokonywania zmian w europejskim zgtoszeniu
juz po zatwierdzeniu tekstu przedstawionego w komunikacie wyznacza Zasada 137, ktéra wskazu-
je, ze dalsze zmiany moga by¢ przeprowadzone tylko za zgodg Wydziatu Badarh — potencjalnym
powodem wydania przyzwolenia na takie zmiany mogtoby by¢ wtasnie istnienie prawa krajowego.

Jak natomiast postagpi¢, jezeli zgtaszajacy chce uzyskaé jednolity patent, a wcze-
Sniejsze prawo krajowe istnieje w Polsce jako panstwie, ktore nie jest strong Porozumienia
o UPC? W tym wypadku zastrzezenia nalezy zmieni¢ tylko w stosunku do Polski, gdzie mogliby-
$my ubiegac sie o walidacje. Natomiast prawo krajowe w Polsce nie bedzie miato wptywu na los
patentu jednolitego, o ktérego uzyskanie sie staramy.
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Regulacja z art. 54 EPC szansg dla oséb,
ktére nie ubiegaly sie o ochrone miedzynarodowg
w okresie pierwszenstwa

Hipotetycznie moze sie zdarzy¢, ze dokonaliSmy zgtoszenia krajowego i uptyngt 12-mie-
sieczny termin na skorzystanie z prawa pierwszenstwa i przygotowanie zgtoszenia migdzynarodo-
wego uregulowanego przez Uktad o Wspétpracy Patentowej z 1970 r. (dalej: PCT). Dopiero po tym
czasie uzmystowimy sobie, ze chcielibySmy postara¢ sie o ochrone dla naszego rozwigzania réw-
niez poza tym jednym konkretnym krajem, w ktérym dokonali§my zgtoszenia. Jezeli jednak nie za-
lezy nam na tak szerokim zakresie ochrony, jaki przewiduje PCT, ale przede wszystkim na teryto-
rium Europy, moze sie okaza¢, ze mimo uptywu terminu, nie jest wcale za p6zno.

Tu wiasnie dochodzi do gtosu art. 54 EPC, ktéry stanowi, ze wszystkie wczesniejsze zgto-
szenia krajowe, ktore nie sg kontynuowane jako zgtoszenia europejskie nie nalezg do stanu tech-
niki, a wiec nie sg uwzgledniane w ocenie nowosci. Innymi stowy, mozemy skorzystaé z 18-mie-
siecznego okna czasowego pomiedzy dokonaniem zgtoszenia europejskiego i jego publika-
cja i jezeli w jego trakcie nastgpi publikacja zgtoszenia (patentu) krajowego nie zniweczy to
naszych szans na uzyskanie europejskiej ochrony. Jak byto wcze$niej wspomniane, krajowe
zgtoszenie bedzie mogto by¢ tylko przeciwstawione w razie walidacji w tym konkretnym panstwie,
w ktérym istnieje prawo wczesniejsze.

Podsumowanie

Najwazniejsze konkluzje zaprezentowane w niniejszym artykule sg nastepujace:

« W stanie techniki relewantnym dla dokonywania oceny zdolnosci patentowej przez
EPO nie mieszcza sie wczesniejsze krajowe zgtoszenia.

- Wczesniejsze zgtoszenie krajowe moze by¢ przeciwstawione w tym samym panstwie
zwalidowanemu w nim pdzniejszemu patentowi europejskiemu.

- W takiej sytuacji zgtaszajgcy mogt wycofac ze zgtoszenia europejskiego wskazania
tego panstwa, w ktorym istniato prawo wczesniejsze albo dokona¢ modyfikacji zastrze-
zen patentowych w stosunku do tego konkretnego panstwa.

- Do tej pory EPO nie badat, czy istniaty wczesniejsze prawa krajowe.

« Zmiana zastrzezen patentowych nie jest juz rozwigzaniem w przypadku panstw uczest-
niczacych w systemie UPC: jednolity patent udzielany jest bowiem w odniesieniu do
tych panstw z jednakowym zestawem zastrzezen, a istniejace w jednym z nich prawo
wczesniejsze niesie ryzyko centralnego uniewaznienia patentu.

« Poniewaz Polska pozostaje poza systemem UPC, wczesniejsze prawo krajowe w Pol-
sce nie wptywa na patent jednolity.

W T S WTS Rzecznicy Patentowi

Witek, Sniezko i Partnerzy Wszelkie prawa zastrzezone


https://uprp.gov.pl/sites/default/files/2020-01/uklad_o_wspolpracy_patentowej.pdf

RAPORT PRAWNY 2024

« Od 1 wrzesnia 2022 r. EPO przeprowadza poszukiwania istniejgcych wczesniej praw
krajowych, jednak to do zgtaszajgcego nalezy wybdr, co uczyni z uzyskang w ten spo-
sOb wiedza.
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